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Sachverhalt und Antréage

0085.D

Der Beschwerdef dhrer ist der Annel der der européi schen
Pat ent anmel dung Nr. 96 911 948.6, die am 27. Mirz 1996
unter | nanspruchnahme einer deutschen Prioritat vom
28. Miarz 1995 angenel det und am 3. Oktober 1996 unter
der Bezeichnung "Geréat zum Rei ni gen und/ oder

Desi nfizieren von chirurgi schen Instrunenten” als

WD 96/ 30058 veroffentlicht wurde.

| m Praf ungsverfahren hat die Prifungsabteilung des EPA
am 19. Juni 2001 ei nen ersten Prufungsbescheid gemal
Artikel 96 (2) EPU erlassen. Der Annelder hat mt seiner
Antwort vom 11. Januar 2002 auf di esen Bescheid
geanderte Seiten 1 bis 5 der Beschrei bung und ein
gedndertes, 16 Anspriche unfassendes Anspruchsbegehren
ei ngerei cht und unter anderem um Anber aunung ei nes
Termns fur eine Ricksprache (Interview) mt dem
beauftragten Priufer gebeten.

In ei nem weiteren Bescheid gemaR Artikel 96 (2) EPU vom
26. April 2002 hat die Priufungsabteil ung dem Annel der
mtgeteilt, daR ihrer Ansicht nach die i mBescheid

ei nzel n angefihrten, mt der Ei ngabe des Annel ders vom
10. Januar 2002 als Antwort auf den Erstbescheid vom
19. Juni 2001 eingereichten und beimAm am

11. Januar ei ngegangenen geanderten Ansprliche

- i mWderspruch zu Artikel 123 (2) EPU iber den Inhalt
der Annel dung in der urspringlich eingereichten
Fassung hi nausgehen (siehe Punkt 3 des Beschei ds),

- dem Erfordernis der Kl arheit nach Artikel 84 EPU
ni cht genigen (siehe Punkt 4 des Beschei ds),
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- entgegen den Erfordernissen von Artikel 54 (1) und (2)
EPU ni cht mehr neu sind (siehe Punkte 5 und 6 des

Beschei ds) und

- das Erfordernis der erfinderischen Tatigkeit im Sinne
von Artikel 56 EPU nicht erfillen (siehe Punkt 7 des
Beschei ds) .

Di e Prifungsabteilung hat in i hrem Bescheid jeden
ei nzel nen Ei nwand auch begrindet und den Stand der
Techni k erl &utert, der ihrer Ansicht nach einer
Pat enterteil ung ent gegensteht.

| m Deckbl att des Beschei ds wurde der Annel der
aufgefordert, "innerhalb einer Frist von 4 Mnaten
gerechnet von der Zustellung di eses Bescheids eine

St el  ungnahnme ei nzurei chen und di e angef hrten Mingel ,
soweit di ese behebbar sind, zu beseitigen". Das

Deckbl att enthielt aullerdem fol gende an den Annel der
gerichtete H nwei se:

- "Werden di e genannten Mangel nicht beseitigt, so kann
di e Annel dung nach Artikel 97 (1) EPU zuriickgew esen

wer den"; und

- "Unterlassen Sie es, auf diese Aufforderung
rechtzeitig zu antworten, so gilt die européische
Annel dung al s zurickgenommen (Artikel 96 (3) EPU)"

Der Vertreter des Annel ders beantwortete den Bescheid
mt Schrei ben vom 9. August 2002, eingegangen beim
Eur opai schen Patentant am 10. August 2002,

f ol gender mal3en:
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"Bezugnehnmend auf den Beschei d des Europdi schen
Patentants vom 26. 04. 2002 wi rd um Anber aunung ei nes
Interviews mt dem beauftragten Prifer gebeten. D e
Betreuung der Angel egenheit |iegt in den Handen des
Fraunhofer Institutes Minchen, wobei der betreuende
Sachbearbeiter, Herr Rall, an den [den] Interview
tei | nehmen nmbchte

Der vorliegende Erfindungsgegenstand wird von einer
aneri kani schen Li zenznehnerin hergestellt, weshal b dem
beauftragten Prifer die Unterschiede zum Stand der
Techni k ndher gebracht werden soll en.

Es wird umtel ef oni sche Kont akt auf nahnme gebeten.”

Mt der am 17. Februar 2003 zur Post gegebenen

Ent schei dung hat di e Prifungsabteil ung di e europai sche
Pat ent anmel dung auf G undl age von Artikel 97 (1) EPU

zur uickgew esen. Der angefochtenen Entschei dung | agen die
von der Patentannel derin am 11. Januar 2002

ei ngerei chten Anspriche 1-16 zugrunde. Di e Zurickwei sung
wurde damt begrindet, dal di e Annel dung den

Erforderni ssen der Artikel 54, 56, und 123 (2) EPU nicht
genuge.

I n der Zusamrenfassung des der Entschei dung
zugr undel i egenden Sachverhalts wurden in den Abschnitten
|V bis VI fol gende Feststellungen getroffen

- "IV. Ein zweiter Bescheid wrde am 26.04.02 erstellt.
Es wurden Ei nwdnde in Bezug auf Artikel 123 (2), 84,
54 (1) und (2) sowi e 56 EPU erhoben.
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- V. Ein Antwortschrei ben des Annel ders vom 09. 08. 02
wurde am 10. 08. 02. erhalten. Der Annel der nahm zu
kei nem der erhobenen Ei nwéande Stellung, sondern bat
lediglich umein Interview oder telefonische

Kont akt auf nahne.

- VI. Wahrend des gesanten Verfahrens wurde kein Antrag
auf nmindl i che Ver handl ung gestellt."

Di e Beschwerde richtet sich gegen diese Entschei dung der
Pr uf ungsabt ei | ung. Der Beschwerdef ihrer beantragt die
Auf hebung der angef ocht enen Entschei dung und die
Erteilung eines Patents auf G undl age der geltenden
Anspriche al s Hauptantrag oder auf G undl age der
Anspriche 1 bis 12 aus deminternational en vorl &ufigen
Pr uf ungsbericht vom 28. Miarz 1995 als Hil fsantrag.

AufBerdem wi rd vom Beschwer def Ghrer die Zurtckzahl ung der
Beschwer degebiihr beantragt. Dieser Antrag wird damt
begrindet, daR der beauftragte Prifer weder der Bitte
des Beschwer def Uhrers nach einem I ntervi ew stattgegeben
habe noch in dieser Angel egenheit mt dem
Beschwer def Gihrer di e erbetene tel ef oni sche Ricksprache
gehal ten habe und di e Entschei dung Uber die

Zur uckwei sung aus di esem G- unde nicht rechtnmafBig sei, da
sie uberfallsartig ergangen sei.
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Ent schei dungsgr inde

3.2
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D e Beschwerde ist zul assig.

Bei der Prifung di eser Beschwerde ist zundchst zu kl aren,
ob di e Prifungsabteilung nach dem EPU befugt war, die
Annel dung angesi chts der bei Erlall der angefochtenen

Ent schei dung gegebenen Sach- und Recht sl age

zur ickzuwei sen

D e Techni sche Beschwerdekamer 3.5.2 hat in der

Ent schei dung T 685/98 (ABlI. EPA 1999, 346, siehe

i nsbesondere Leitséatze und Punkt 3 der

Ent schei dungsgrinde) zu den fir die vorliegende

Ent schei dung rel evanten Rechtsnornen i m EPU fol gende
grundl egende Uber| egungen angestel lt, denen sich diese
Kanmer vol linhaltlich anschliel3t:

"Unterl 4Bt es der Annel der, auf einen Bescheid nach
Artikel 96 (2) EPU zu antworten, der ihn auffordert, zu
den festgestellten Mangel n eine Stell ungnahne

ei nzurei chen, so gilt die europdai sche Patentannel dung
gemaR Artikel 96 (3) EPU als zuriickgenommen. Eine

Zur ickwei sung der Annel dung nach Artikel 97 (1) EPU i st
dann ausgeschl ossen, und das Wort "gilt" in

Artikel 96 (3) EPU drickt ein Gebot aus und wird in der
Sonderregelung imletzten Hal bsatz des Artikels 97 (1)
EPU aufgegriffen: "sofern in di esem Uberei nkommen ni cht
ei ne andere Rechtsfol ge vorgeschrieben ist".

Somt ist der Eingang einer Antwort im Sinne des
Artikels 96 (3) EPU eine Voraussetzung fiur die Anwendung
des Artikels 97 (1) EPU i m Anschl uR an ei nen Bescheid
nach Artikel 96 (2) EPU. Dariber hinaus ist die Passage
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"Unterl 4Bt es der Annel der, auf eine Aufforderung nach
Absatz 1 oder 2 rechtzeitig zu antworten” in

Artikel 96 (3) EPU imLichte des Zwecks zu ver st ehen,
den die Aufforderung genmald Artikel 96 (2) verfolgt,
nam i ch dem Annel der Cel egenheit zur Ausibung sei nes
Rechts auf rechtliches Gehdr nach Artikel 113 (1) EPU zu
geben. In der Entscheidung J 37/89 (ABlI. EPA 1993, 201)

| egte die Juristische Beschwerdekamer den Artikel 96 (3)
EPU so aus, daR ein Annel der, der lediglich

ei nen - spater abgel ehnten - Antrag auf

Fristverl angerung stellt, im Sinne des betreffenden
Absat zes "zu antworten unterl allt”, was dazu fuhrt, dald
di e Annel dung al s zurtickgenomen gelten nmu3 (siehe

i nsbesondere Punkt 3.3 der Entschei dungsgrinde), wahrend
in der Entscheidung T 160/92 (ABI. EPA 1995, 35)

bef unden wurde, dal ein Antwortschrei ben auf einen
Beschei d der Priafungsabteilung, das vom Annel der
fristgerecht eingereicht wrde und in demer auf
wesentliche Punkte di eses Bescheids einging, sehr wohl
eine Erwi derung im Sinne des Artikels 96 (3) EPU
darstellte und daher demEi ntritt der Ricknahmefiktion
ent gegenst and (siehe insbesondere Leitsatz 3 und

Punkt 3.5 der Entschei dungsgrinde). |In beiden

Ent schei dungen wurde auch di e Auffassung vertreten, dal
ein Antwortschrei ben nicht (in der Sache) voll standig
oder uberzeugend sein muf3, damt es als Antwort im Sinne
des Artikel 96 (3) EPU gewertet wird. Umeine weitere
Art von Erwi derung, die zur w rksamen Zurickwei sung

ei ner Annel dung fuhren kann, ging es in der Entscheidung
J 29/94 (ABI. EPA 1998, 147) im Zusanmenhang mt

Artikel 110 (3) EPU, in demdersel be Wortlaut wie in
Artikel 96 (3) EPU i manal ogen Kontext des

Beschwer deverfahrens verwendet w rd; demmach kann ein
Annel der, der sich nicht zur Sache &ufRern will, um eine

0085.D



3.3

0085.D

-7 - T 0861/ 03

Ent schei dung nach Aktenl age ersuchen (siehe insbesondere
1.1.2 der Entscheidungsgrinde, letzter Satz). Diese Art
der Erwi derung ist eigentlich ein Verzicht auf das Recht
nach Artikel 113 (1) EPU, sich zu den festgestellten

Mangel n zu &ufern.

Vor einer w rksanmen Zurickwei sung nmuf3 der Annel der al so
sein Recht auf rechtliches Gehtér ausgeibt oder aber

dar auf verzichtet haben. We von der G ossen

Beschwer dekanmer in der Entscheidung G 1/88 (ABI. EPA
1989, 189, siehe insbesondere Punkt 2.4 der

Ent schei dungsgrinde, |etzter Satz) erklart, darf ein
Recht sver zi cht aber nicht ohne weiteres vernutet werden
("A jure nenp recedere praesumtur").”

I mvorliegenden Fall beantragte der Beschwerdef threr
ungef a&hr zwei Wochen vor Ende der Frist von vier Mpnaten
in seiner Antwort auf den Prifungsbescheid die

Anber aurmung ei ner Ricksprache mt dem beauftragten
Prufer (siehe IV oben). Zweck di eser Erw derung war es
ganz offensichtlich nicht, auch nur zu ei nemder im
Bescheid nach Artikel 96 (2) EPU festgestellten Mingel
in sachdienlicher Form Stellung zu nehnmen (siehe 1V
oben). Darauf hat auch die Prufungsabteilung in
Abschnitt V des Sachverhal ts der angefochtenen

Ent schei dung unm RBver st &ndl i ch hi ngewi esen (siehe V
oben).

D e Erw derung enthalt fol genden Hi nweis: "Der

vor | i egende Erfindungsgegenstand wird von einer
aneri kani schen Li zenznehnerin hergestellt, weshal b dem
beauftragten Prifer die Unterschiede zum Stand der
Techni k ndhergebracht werden sollen.” Di eser H nweis
kénnte allenfalls als eine Absichtserkl arung auf gef aldt
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werden, w e der Beschwerdef Uhrer bei der Ausraunung von
besti mmten i mBescheid festgestellten Mingeln

nogl i cherwei se vorzugehen beabsi chtigt. Eine sachliche
St el | ungnahne zu ei nem der i m besagten Bescheid
festgestellten Mangel kann darin allerdings nicht
gesehen werden.

Aus den obi gen Ausfidhrungen ergi bt sich, daB die

St el l ungahne des Beschwer def Ghrers auf den Bescheid der
Pr (f ungsabt ei | ung nach Artikel 96 (2) EPU vom

26. April 2002 jedenfalls keine gemal3 T 160/ 92

(loc. cit.) ausreichende Antwort im Sinne des

Artikels 96 (3) EPU darstellt. Es handelt sich viel nehr
um einen mt G Unden versehenen prozessual en Antrag ohne
jede materiellrechtliche Ausw rkung, der gestellt wurde,
wahrend die Frist fidr die Beantwortung des Beschei ds
noch |ief.

Zweckmaldi ger wei se i st darauf hinzuwei sen, dal}

ver schi edene prozessual e Antréage eine explizite formale
G undl age i m EPU haben, so z. B. Antrage auf

Ver| angerung der Antwortfrist (Regel 84 EPU), auf
mindl i che Verhandl ung (Artikel 116 EPU), auf

Unt er brechung des Verfahrens (Regel 90 EPU), auf
Berichtigung von Mangel n in den bei m EPA ei ngereichten
Unterl agen (Regel 88 EPU) usw., und daR dort explizit
festgelegt ist, wie damt zu verfahren ist.

H ngegen verletzt die N chtbeachtung oder explizite
Abl ehnung ei nes Antrags auf eine Ricksprache mt dem
beauftragten Prifer keine der imEPU enthaltenen

Ver f ahrensvorschriften. Nach standi ger Rechtsprechung
der Beschwer dekammrern steht es im grundséatzlichen

Er messen der Prafungsabteil ung tUber Antrage auf



0085.D

-9 - T 0861/ 03

Ricksprache i n gebotener Wise zu befinden. I m Rahnen
di eses Ernessensspi el raunmes konnten Antrage
billigerweise ignoriert werden, wenn sie m Bbré&uchlich
gestellt werden oder offensichtlich der Verzdgerung des
Ver f ahrens di enen, anderen kdnnte stattgegeben werden,
w eder andere konnten auch zurickgew esen werden. Genmal
den Richtlinien (GVI, 6.1a) ist dem Antrag des

Annel ders auf Ricksprache zu entsprechen, es sei denn
der Prufer ist der Ansicht, dall eine sol che Unterredung
ni cht sachdienlich ist (siehe Rechtsprechung der
Beschwer dekammern, 4. Auflage 2001, VII.B.3.7.2,

Sei ten 484-485).

Aus den obi gen Ausf idhrungen ergi bt sich zusamrenfassend
fol gendes: Da zum Zeit punkt, zu dem di e angef ocht ene

Ent schei dung erging, eine Antwort auf den Bescheid nach
Artikel 96 (2) EPU in dem Sinne, wie er sich bei
zweckgerichteter Ausiibung des Artikel 96 (3) EPU ergibt,
ni cht ei ngegangen war (siehe 4 bis 4.2 oben), ist die
Zur ickwei sung gemaR Artikel 97 (1) EPU in Uberschreitung
der Befugni sse der Priufungsabteilung erfolgt (ultra
vires). Die Zuriuckweisung ist damt ab initio nichtig,
weil Artikel 97 (1) EPU, letzter Hal bsatz, eine

Zur uckwei sung ausdr tcklich nur zul &Bt, "sofern in diesem
Uber ei nkommen ni cht ei ne andere Rechtsfol ge
vorgeschrieben ist". Die in Artikel 96 (3) EPU

vor geschri ebene Rechtsfol ge bei nicht rechtzeitiger
Beant wort ung ei nes Beschei ds gemaR Artikel 96 (3) EPU
best eht jedoch darin, dal3 die Annel dung als

zur ickgenomen gilt (siehe T 685/98 (loc. cit.),

i nsbesondere Leitsatz Il und Punkt 5.1 der

Ent schei dungsgrinde). Es ist zu bedenken, dalR genald
Artikel 121 EPU die in Artikel 96 (3) EPU genannte
Recht sf ol ge rickgangi g gemacht wird, wenn der Annel der
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i nnerhal b der daf ir vorgesehenen Frist die
Wei t er behandl ung der Annel dung beantragt.

Dar aus ergi bt sich, dal ein wesentlicher Mangel im
Verfahren vor der ersten Instanz vorliegt. D e Kamrer
si eht es daher als gerechtfertigt an, von demihr in
Artikel 111 (1) EPU eingeré&aunten Ermessen gebrauch zu
machen und di e Angel egenheit zur weiteren Entschei dung

an die erste Instanz zurickzuverwei sen.

Der Antrag des Beschwerdef ihrers nach ei ner Ricksprache
mt dem beauftragten Prifer nusste dahi ngehend
ver st anden werden, dal der Beschwerdefihrer sein ihmin
Artikel 113 (1) EPU eingerauntes Recht, sich zu den im
Bescheid nach Artikel 96 (2) EPU festgestellten Mingeln
in der Sache zu aufRern, auch tatsachlich ausiben wollte.
Da die Antwortfrist zum Zeitpunkt des Ei nl angens der
Erwi derung auf den Bescheid noch nicht abgel aufen war,
konnte er dieses Recht auch nicht verw rkt haben.

D e Kammer betont nochnmals, dal3 ei ne Ent schei dung

dar tber, ob eine Prifungsabteilung bei der

Ni cht beacht ung oder der Verwei gerung eines Antrags auf
Ricksprache mt dem beauftragten Prufer ihr Ernmessen
korrekt ausgetbt hat, nur unter Beachtung der besonderen
Urst &nden des Einzelfalls getroffen werden kann. Im
vorliegenden Fall war klar, daR der Vertreter des
Beschwer def ihrers die i m Bescheid festgestellte Mingel
in Anwesenheit des di e Angel egenheit betreuenden
Sachbearbeiters, demvernutlich ei ne besonders genaue
Kennt ni s der technischen und rechtlichen G undl agen der
Anrel dung unterstellt werden kann, mt dem beauftragten
Priafer besprechen wollte. Die Kammer kann und will nicht
beurteil en, ob eine Ricksprache imvorliegenden Fall far
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di e Prufungsabteilung unter di esen Urstanden
sachdi enli ch gewesen wire. Es ware daher nicht richtig,
wol I te die Kanmmer imvorliegenden Fall das Ernmessen der
Pr Gf ungsabt ei | ung ei nschrdnken, indemsie ihr
vorschrei ben wirde, wi e die Prifungsabteilung tUber den
Antrag des Annel ders auf Ricksprache mt dem
beauftragten Priufer hatte entscheiden sollen.

Nach Auffassung der Kanmmer muf3 dennoch davon ausgegangen
wer den, dall die Prifungsabteilung i mvorliegenden Fal
das rechtliche Gehdr des Beschwerdefihrers verletzt hat.
Di es ausdrucklich nicht deshalb, weil sie dem Antrag des
Beschwer def ihrers auf eine Ricksprache nicht gefolgt ist,
sondern weil es unter den besonderen Urstanden des
vorliegenden Falls aus G inden der Billigkeit angebracht
gewesen ware, dem Ersuchen des Beschwerdef iihrers nach

ei ner tel efoni schen Kont akt auf nahnme nachzukommen. Ei ne

t el ef oni sche Kont akt auf nahme mt dem Beschwer def Ghrer
ware far die Priafungsabteil ung ohne unzunutbaren Zeit-
und Arbeitsaufwand durchaus noglich gewesen. Dies hatte
dem Beschwer def Uhrer unm ttel bar Kl arheit dartber
gegeben, dall er imvorliegenden Fall, entgegen seinem
Antrag, sein ihmin Artikel 113 (1) EPU eingerauntes
Recht nicht durch eine Ricksprache mt dem beauftragten
Priaf er wahren konnte, sondern dall er dazu andere
MalBnahmen ergreifen midte, beispielsweise die

Ei nrei chung einer in Artikel 96 (2) EPU vorgesehenen

St el  ungnahnme zu den i m Beschei d auf gezei gt en Mangel n,
gegebenenfal I s verbunden mt einem Antrag auf

Ver | angerung der Antwortfrist (Regel 84 EPU), oder einen
Antrag auf mindliche Verhandlung (Artikel 116 EPU), dem
di e Priufungsabteilung hatte stattgeben missen.
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Da der Erlall der Entschei dung entgegen all edem was der
Beschwer def threr i mvorliegenden Fall erwarten konnte,
ohne jede Reaktion der Priafungsabteilung auf das

Er suchen des Beschwer def ihrers nach tel ef oni scher

Kont akt auf nahne er gangen ist, konnte der
Beschwer def Uhrer nach Ansicht der Kammer das im

Artikel 113 (1) des Uberei nkommens vor gesehene
Grundrecht zum ndest nicht in angenessener Art und Wi se

ausuben.

Di e Bestinmmungen des Artikels 109 (1) EPU (Abhilfe)
soll en es der Prifungsabteilung erndglichen,

Ver f ahrensnméngel, we sie imvorliegenden Fal
aufgetreten sind, rasch zu korrigieren. Genmal

Artikel 109 (2) EPU darf die Prifungsabteilung nicht
begr inden, warum sie i hre Entscheidung nicht aufhob. Es
hat jedoch den Anschein, als habe die Prifungsabteil ung
entweder nicht erkannt, dal3 i hre Entschei dung auf

Zur uckwei sung der Annel dung, in Anbetracht dessen, dal
keine Antwort im Sinne des Artikels 96 (3) EPU

ei ngegangen war, in Uberschreitung ihrer Befugnisse
erfol gt war, oder aber dafl sie dies zwar erkannt, aber
ni cht dahi ngehend verstanden hat, dal3 sie unter den
gegebenen Unst anden verpflichtet war, die Bestinmungen
des Artikel 109 (1) EPU anzuwenden und ihre eigene

Ent schei dung auf zuheben. Daher ndchte di e Kamer bei

di eser Gel egenheit auf fol gendes hi nweisen: Wirde, we
imvorliegenden Fall, mt einer Zurickwei sung genaf
Artikel 97 (1) EPU gegen ein grundl egendes

Ver f ahrensrecht verstofen, so liegt ein weiterer
wesent | i cher Verfahrensmangel vor, wenn die

Pr Gf ungsabt ei | ung der entsprechenden Beschwerde nicht
abhilft (T 647/93, ABl. EPA 1995, 132, siehe

i nsbesondere Punkt 2.6 der Entschei dungsgrinde), weil
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ei n sol ches Recht ungeachtet des jeweiligen Sachverhalts
gewahrt werden nmuf3. Es ist zu bedenken, dalR dem Annel der,
wenn in solchen Fallen eine Abhilfe gemalR Artikel 109 (1)
EPU versagt wird, zusatzliche Ausgaben und Verzdgerungen
(bis zu nehreren Jahren) aufgebirdet werden, bevor er im
Rahmen des Beschwer deverfahrens W eder gut machung

erl angen kann (siehe T 685/98 (loc. cit.), insbesondere
Ent schei dungsgr iinde, Punkte 6.1, 6.2)

D e oben genannten VerstodfRe stellen eindeutig einen
wesent | i chen Verfahrensmangel im Sinne der Regel 67 EPU
dar; nach Meinung der Kammer entspricht es daher unter
den gegebenen Umstanden der Billigkeit die

Beschwer degebihr zur tickzuzahl en.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e angefochtene Entschei dung wird auf gehoben.

Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an die

Vorinstanz zurickverw esen.

D e Beschwer degebihr wird zurickgezahlt.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

A. Townend U OGswal d



